Sygn. akt XXIl GWo 12/20

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku S. spotki jawnej z siedzibg w Chréstniku
z udziatem R.K. (K.)

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
1. oddali¢ wniosek S. spétki jawnej z siedzibg w Chréstniku o udzielenie zabezpieczenia roszczen;

2. zwrdci¢ S. spotce jawnej z siedzibg w Chrostniku z kasy Sgdu Okregowego w Warszawie kwote
100 (sto) ztotych tytutem nienaleznej czesci optaty sgdowej uiszczonej 18 lutego 2020 r., zaksiegowanej

pod poz. (...).



Sygn. akt XXIl GWo 12/20

UZASADNIENIE

Po zmianie wniosku w pismie procesowym datowanym na 9 marca 2020 r. S. spotka jawna z

siedzibg w Chrostniku zazgdata udzielenia zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie R.K. zaniechania naruszania prawa do znaku unijnego o numerze 012718409:

/.\ .——'
e J -
PN 0—\
" -

a mianowicie o zakazanie obowigzanemu wytwarzania, oferowania (w tym
oferowania na targach), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania, reklamowania,
dystrybucji oraz skladowania w tych celach pétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojéw w ksztatcie
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2. zniszczenie bedgcych w posiadaniu obowigzanego i stanowigcych jego wiasnosé potokragtych

pitki do gry w pitke nozng o wygladzie:

wieczek do pojemnikébw do napojéw w ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie:
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3. zniszczenie bedgcych w posiadaniu obowigzanego i stanowigcych jego witasno$¢ materiatow

informacyjno-reklamowych (takich jak katalog ulotki, cenniki) dotyczgcych potokragtych wieczek do

pojemnikéw do napojow w ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie:
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poprzez:

1. zakazanie obowigzanemu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania wytwarzania,

oferowania (w tym oferowania na targach), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania,



reklamowania, dystrybucji oraz sktadowania w tych celach poétokragtych wieczek do pojemnikéw do

napojow w ksztalcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie: ;

2. nakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtébwnego usuniecia ze stron internetowych,
tj. ze strony https:// (...).pl/ oraz https:// (...)pl/ ofert pétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojow w
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ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie: \
3. zajecie do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania pozostajgcych w posiadaniu
obowigzanego i stanowigcych jego witasnos¢ potokragtych wieczek do pojemnikdw do napojéw w
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ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie: .

4. zajecie do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania pozostajgcych w posiadaniu
obowigzanego i stanowigcych jego wtasnos¢ materiatdéw informacyjno-reklamowych (takich jak katalog

ulotki, cenniki) dotyczacych potokragtych wieczek do pojemnikéw do napojow w ksztatcie pitki do gry w

pitke nozng o wygladzie:

Ponadto wniosta o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 25.000

zZtotych na wypadek naruszenia przez niego obowigzkéw okreslonych w tym postanowieniu.

Sad ustalit:

S. spétka jawna z siedzibg w Chréstniku prowadzi dziatalno$é gospodarczg w zakresie importu i
dystrybucji wyrobéw spozywczych (stodyczy, cukierkéw, zelkéw i zimnych napojow, w szczegdlnoSci
syropow do przygotowywania napojow typu slush, granita i sorbetéw). Jest producentem nowoczesnych
kielichéw do sorbetéw, granity i zimnych napojow wyrézniajgcych sie na rynku nowoczesnym,
innowacyjnym wzornictwem i wysokg jakoscig wykonania. Sg one produkowane w Unii Europejskie;j i
spetniajg najwyzsze standardy stawiane opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z zywnoscia.

(dowdd: odpis z KRS k.32-34, raporty z analizy jakosci produktow k.37-40)

Uprawniona rozwija oferte swoich produktéw i wyznacza nowe trendy na rynku kielichow do
zimnych napojéw. Przy opracowywaniu nowych wzoréw korzysta z ustug profesjonalnego studia
projektowego, dlatego jej pojemniki do napojéw typu sorbet czy granita oraz nakretki/wieczka do nich
wyrdzniajg sie na rynku oryginalnoscig i indywidualnym charakterem, ktéry doceniany jest zaréwno

przez klientéw indywidualnych, jaki dystrybutoréw zimnych napojéw. Jako jeden z pierwszych


https://icekalinka.pl/
https://allegro.pl/

przedsiebiorcow w tej branzy zaproponowata m.in. potgczenie funkcji kielicha do napojéw oraz zabawki,
zaproponowata rozwigzanie polegajace na posadowieniu kielicha na fantazyjnej, odtgczanej podstawce.
Uprawniona dystrybuuje swoje kielichy na terytorium catej Polski oraz Europy. Promuje je na krajowych i
zagranicznych targach, m.in. w A, S. i w N... (dowdd: wydruki kart produktéw oferowanych przez
uprawniong k.42-45)

Spotka S.  jest uprawniona do  przestrzennego unijnego znaku towarowego
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zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej w dniu 18 sierpnia 2014 r. pod nr 012718409 m.in. dla towaréw w klasach klasyfikaciji
nicejskiej: 2. (pokrywki niemetalowe; wieczka niemetalowe; zamknigcia niemetalowe; pokrywki z
tworzyw sztucznych; wieczka z tworzyw sztucznych; zamkniecia z tworzyw sztucznych; przykrywki do
napojow; wieczka do pojemnikéw na napoje; zakretki do pojemnikéw), 21. i 32. (dowdd: Swiadectwo
rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.108-125)

Uprawniona oferuje i wprowadza do obrotu m.in. kielichy z wieczkiem w ksztatcie pitki o
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wygladzie: . (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.44)

R.K.. prowadzi dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg P.P.H.U. |I. w Sandomierzu w zakresie
dostawy i sprzedazy wysytkowej m.in. pokrywek niemetalowych; wieczek niemetalowych na pojemniki
do napojéw; wieczek do pojemnikéw na napoje, opakowan jednorazowych, kielichdw do granity (kielich
plus wieczko), maszyn do loddéw, dystrybutoréw do napojéw, urzadzen do sporzadzania gofrow i
nalesnikow, a takze produktéw spozywczych: syropow, posypek do loddéw, proszkéw do lodéw. (dowdd:
wydruk z CEilDG k.47, print-screeny stron internetowych k.49-106, pismo z 10.09.2019 r. k.35)



Obowigzany oferuje i wprowadza do obrotu m.in. potokragte wieczka do pojemnikéw do napojow w
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ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie: (dowdd: print-

screeny stron internetowych k.49-106)

Sad zwazyt:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego wtasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, m.in. w
przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych znak ten
zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére
obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3 art.

9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.



Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sgd powinien
je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do przepisoéw art.

296 ust. 1 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej.

Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa czionkowskiego moze byé zlozony wniosek o
zastosowanie srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego, ktore stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)
Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wtasnosci przemystowej i zasad uczciwej
konkurenciji udziela sie na zasadach ogdinych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia
w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, przed wszczeciem
postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien zawiera¢
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje
wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub
w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy wyborze
sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic

nalezytg ochrone prawna, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczenh pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sgd udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sgd moze unormowac prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Whiosek spétki S. podlegat oddaleniu ze wzgledu na nieuprawdopodobnienie naruszenia
prawa do znaku towarowego polegajgcego na uzywaniu przez R. K. pétokragtych wieczek do
pojemnikéw do napojow o kwestionowanym wygladzie w funkcji znaku towarowego, a wiec jako

oznaczenia pochodzenia oferowanych przezen towarow.

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie C-
299/99 P., z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie
T-157/08 1.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze

negatywnie wplywac¢ na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-



482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L.., z 23.03.2010r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Wystepujgc z wnioskiem uprawniona winna byta wykazaé, ze uzywa znaku towarowego w
przynaleznej mu funkgcji, przede wszystkim jako oznaczenia pochodzenia, czego jednak nie uczynita.
Z uzasadnienia wniosku nie wynika, ze nabywcy rozpoznajg poétokragte wieczka do pojemnikéw do
napojow w postaci pitki noznej jako wskazanie, ze towar pochodzi od spoétki S.. Nalezy wskazac, ze w
przypadku przestrzennych znakéw towarowych przedstawiajgcych wyglad produktu lub jego czesci
konieczne jest szczegoétowe wyjasnienie okolicznosci dotyczgcych funkcjonowania znaku w obrocie i
posiadanej przezeh zdolnosci odrdzniajgcej. Zatgczony do wniosku materiat nie zawiera Zzadnego
dowodu uzywania znaku nr 012718409 jako oznaczenia pochodzenia. Wieczka w ksztalcie pitki do gry
w pitke nozng pojawiajg sie jedynie w zatgczniku nr 6 (k.44) obok innych wieczek oferowanych przez

uprawniong kielichéw.

Powotujgc przepisy prawa znakéw towarowych uprawniona zmierza w istocie do ochrony
wygladu produktu, a zatem wzoru przemystowego. Nie wykazuje, iz obowigzany uzywa swego produktu
(wieczka) w funkcji oznaczenia pochodzenia ani tego, jaki to ma wptyw na wykonywanie przez unijny
znak towarowy nr 012718409 przynaleznych mu funkcji. Z bardzo bogatego materiatu dowodowego
obrazujgcego dziatalnos¢ obowigzanego wynika tylko tyle, ze wieczka w ksztatcie pitki do gry w pitke
nozng sg produktami, ktére R.K. oferuje i wprowadza do obrotu, jednymi z wielu tego rodzaju wieczek w
réznych ksztaltach i kolorach. Z tresci ofert w zadnym razie nie wynika natomiast, ze oznaczajg one
pochodzenie towaru od obowigzanego. W konsekwencji nie mozna uzna¢, ze R.K. narusza prawo

wytgczne spotki S..

Sad ma ponadto zastrzezenia do sposobu sformutowania wniosku i jego zmiany po
zarzadzeniu zwrotu 26 lutego 2020 r. Reprezentowana przez profesjonalnego petnomocnika spdtka S.
zazgdata pierwotnie udzielenie zabezpieczenia jednego roszczenia o nakazanie obowigzanemu
zaniechania naruszania prawa do znaku unijnego o numerze 012718409 polegajgcego na uzywaniu, w
tym wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, dystrybucji lub sktadowaniu
w tych celach pétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojéw w ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o
wygladzie przedstawionym na fotografii. Uzyte dalej stowo ,poprzez” wprowadzato w siedmiu kolejnych
punktach sposoby jego zabezpieczenia:

1. zakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtéwnego wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub sktadowania w tych celach pétokragtych wieczek do
pojemnikéw do napojow w ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie przedstawionym na fotografii

2. zakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtéwnego wystawiania lub oferowania na
targach pétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojéw w ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o

wygladzie przedstawionym na fotografii.

Catkowicie niezrozumiate bylo wskazanie w tym miejscu, bez punktu, kolejnego sposobu
zabezpieczenia w sformutowaniu: ,poprzez zajecie przez komornika ww. produktéw oferowanych na
targach”. Dalej uprawniona wymieniata kolejne sposoby zabezpieczenia na co niewgtpliwie wskazywato

sformutowanie ,na czas trwania postepowania”:



3. nakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtbwnego usuniecia ze stron internetowych,
tj. ze strony https:// (...).pl/ oraz https:// (...).pl/ ofert pétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojéw w
ksztatcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie przedstawionym na fotografii

4. zakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtéwnego rozpowszechniania materiatow
reklamowych w postaci ulotek, folderéw reklamowych oraz katalogdw produktéw zawierajgcych
przedstawienia poétokragtych wieczek do pojemnikéw do napojow w ksztaicie pitki do gry w pitke nozng o

wygladzie przedstawionym na fotografii.

W kolejnych punktach formutowata natomiast roszczenia zmierzajgce do usuniecia skutkdw naruszenia,
cho¢ watpliwosci budzito ich odniesienie do ochrony prawa do znaku towarowego:

5. nakazanie obowigzanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego koszt wszystkich bedgcych jego
wiasnoscig bezprawnie wytworzonych potokragtych wieczek do pojemnikéw do napojow w ksztatcie pitki
do gry w pitke nozng o wygladzie przedstawionym na fotografii

6. nakazanie obowigzanemu zniszczenia $rodkéw i materiatéw, ktdre zostaty uzyte do wytworzenia
wieczek do pojemnikéw do napojow w ksztalcie pitki do gry w pitke nozng o wygladzie przedstawionym
na fotografii

7. nakazanie obowigzanemu zniszczenia na jego koszt form produkcyjnych bedacych wiasnoscig
obowigzanego i uzywanych do wytwarzania wieczek do pojemnikéw do napojéw w ksztatcie pitki do gry

w pitke nozng o wygladzie przedstawionym na fotografii

po czym nastepowato wskazanie: ,ktérych to uprawniony zamierza dochodzi¢ przeciwko

obowigzanemu” przy braku okreslenia sposobéw ich zabezpieczenia.

Po zwrocie wniosku, w pismie procesowym datowanym na 9 marca 2020 r. uprawniona
sformutowata trzy przyszte roszczenia odnoszgce sie takze do prawa do przestrzennego unijnego znaku
towarowego nr 012718409. Zakres wprowadzonych zmian znacznie wykraczat poza granice
sprostowania, w istocie uprawniona wystgpita z nowym wnioskiem nie uzupetniajgc jednak twierdzen ani
materialu dowodowego majgcych przekonywa¢ o stuszno$ci przysztych roszczen i adekwatnosci
sposobdéw ich zabezpieczenia. Przedstawione wyzej zastrzeZzenia Sgdu odnoszg sie zatem i do
zmienionego wniosku. Nie wynika z niego w szczegdlnosci, dlaczego tak szerokie zakazy i nakazy
(takze tymczasowe) sg konieczne do przywrdcenia znakowi towarowemu uprawnionej przynaleznych

mu funkgciji, a jesli tak, to jakich.

Nieuprawdopodobnienie przysztych roszczen skutkowaé musialo odmowa udzielenia

zabezpieczenia. (a contrario art. 730" k.p.c.)
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